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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beige fugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 

1-34 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-24 eingegangen am 05.05.2004 mit Schreiben vom 05.05.2004 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die intemationaie Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. . 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V- Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-17,22-24 

Nein: Anspruche 18-21 

Erf inderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 -1 7,22-24 

Nein: Anspruche 18-21 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-24 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Es wird auf folgende Druckschriften Bezug genommen 

D1 : US-A-6 008 462 (SOLTWEDEL JEFFREY N) 28. Dezember 1 999 (1 999-1 2-28) 
D2: US-A-4 889 773 (CAMPBELL DONALD H ET AL) 26. Dezember 1989 (1989-12- 
26) 

D3: EP-A-0 545 605 (MORTON INT INC) 9. Juni 1993 (1993-06-09) 

Die beanspruchten Verfahren, Produkte und deren Verwendung unterscheiden sich von 
D1 und D2 a) in der Schichtdicke des Oberzugs, b) in den nicht explizit offenbarten 
Harteangaben fur die elektrisch leitenden Partikel und c) in den nicht offenbarten 
Angaben zur Partikelgrossenverteilung. Die Verfahren unterscheiden sich von denen in 
D1 und D2 veroffentichten zusatzlich in der Vol.%-angabe bzgl. des Anteils an 
Partikeln, die grosser sind als die mittlere Filmschichtdicke. 

Die beanspruchten Verfahren unterscheiden sich von D3 a) in der VoL%-Angabe bzgl. 
des Anteils an Partikeln, die grosser sind als die mittlere Filmschichtdicke, b) in den 
nicht explizit offenbarten Harteangaben fur die elektrisch leitenden Partikel und c) in 
den nicht offenbarten Angaben zur Partikelgrossenverteilung. 
Fur die Vol.%-Angabe bzgl. des Anteils an Partikeln, die grosser sind als die mittlere 
Schichtdicke wurde in den Tabellen der vorliegenden Anmeldung ein technischer Effekt 
belegt. Die vorteilhafte Kombination von Eigenschaften des Oberzugs wurde nur 
erreicht, wenn oben genanntes unterscheidendes Merkmal vorlag, d.h. wenn 3-22 
Vol.% der elektrischen Partikel grosser sind als die mittlere Schichtdicke des 
getrockneten Oberzugs. 

Daher kann fur die Verfahren, d.h. Anspruche 1-17, sowie fur die darauf bezogenen 
Anspruchen 22-24, Neuheit und erfinderische Tatigkeit anerkannt werden. 

Die polymeren Oberziige der Anspr. 18-21 sind durch ihre Eigenschaften beim 
Schweissen charakterisiert. Alle anderen Produkteigenschaften, z.B. Filmschichtdicke 
und Mohs'sche Harte sind in D3 offenbart (z.B. Verwendung gleicher elektrisch 
leitender Partikel). Es wird angenommen, dass, da alle Produkteigenschaften gleich 
sind, auch die Eigenschaften beim Schweissen gleich sind, daher wird keine Neuheit 
anerkannt, obwohl die beanspruchten Eigenschaften beim Schweissen in D3 nicht 
explizit offenbart sind. 

Es werden vollstandigkeitshalber noch folgende Klarheitseinwande gemacht: 
Der Begriff "weich" in Anspr. 6 ist unklar, sofern nicht beispielhaft genannte 
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Verbindungen gemeint sind. 

Es ist unklar, wie der Fachmann zwischen den "zusatzlichen 
Korrosionsschutzpigmenten" und den anderen unter den Wortlaut des Anspruchs 
fallenden Pigmenten unterscheiden soil. 

Was ist in Anspr. 9 mit "schwach gemahlen "gemeint? 

In Anspruch 18 wird das beanspruchte Produkt durch den spateren Abrieb 
charakterisiert. Weder die einwirkende Kraft noch die Zeitdauer der Einwirkung, 
wahrend der der Abrieb erfolgen soil, ist spezifiziert. Daher ist auch diese 
Charakterisierung unklar. 

In Anspr. 18-21 wird der Uberzug durch die erwunschten Eigenschaften beim 
Schweissen charakterisiert, z.B. "....unter schwierigsten Schweissbedingungen wie 
heute ublich...". Auch diese Charakterisierung ist unklar. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen eines pojymeren, korrosionsbestSndigen, 
verschleiGarm umformbaren, . . elektrisch leitfahigen und elektrisch 
schweiBbaren, anorganische Partike! enthaltenden Oberzugs auf einer 
f Unterlage, insbesondere auf eine metallische Unterlage wie z.B. ein 
Stahlblech, wobei die Unterlage gegebenerrfalls mit mindestens einer 
Zinkschicht oder/und einer Zink-haWgen Legierungsschicht cder/und mit 
mindestens einer Vorbehandlungschichft auf mindestens einer Seite der 
Unteriage vorbeschichtet sein. kann, dadurch gekennzeichnet, 
1° daB ein Lack-artiges, Hanz und anorganische Partikel enthaltendes 

Gemisch auf eine gegebenenfells vorbeschichtete Unterlage aufgebracht, 
gegebenerrfalls getrocknet und zurnindest teilwelse vernetzt wird, 

daS das Gemisch mindestens 10 Gew-% elektrisch feitfihige Partikel mit 
einer elektrischen Leitf^hrgkeit besser als Partikel von reinem Zink und mit 
is einer Mohs'schen Harte groSer als 4 bezogen auf die Feststoffgehalte des 
Gemisehes auiweist und 

wobei diese elektrisch leitfahigen Partikel eine steile PartikeJgra&en- 
verteilung aufweisen, 

bei der der Durchgangswert dgs zum Durchgangswert d™ in 
20 Volumendarstellung h6chstens den Faktor 1 0 auiweist und 

bei der 3 bis 22 Vol.-% der elektrisch leitfahigen Partikel gemessen mit 
einern Mastersizer 2000 mit MeSkopf Hydro 2000S der Fa. Malvern 
Instruments in einer Volumendarstellung groGer sind als die mittlere 
Schichtdicke des getrockneten und ggf. auch geharteten Oberzugs bestimmt 
25 an rasterelektnonen-mlkroskopischen Aufriahmen, 

wobei dieser Oberzug eine Dicke von weniger als 10 pm auiweist, 
wobei ein klelner Anteil an Oberkom an elektrisch leitfahigen Partikeln aus 
dem polymeren Oberzug wie Antennen heraussteht und 

wobei mindestens ein Teil der elektrisch leitfahigen Partikel eine Mohs'sche 
30 Harte von mindestens 5,5 aufweisL 
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2. Verfahren zum Herstellen eines polymeren, korrosionsbestandigen, 
verschleiGarm umrormbaren, elektrisch feitiahigen und eleklrisch 
schweifibaren, anorganische Partike! errthaltenden Oberzugs auf einer 
Unterlage, insbesondere auf eine metallische Unterlage wle z.B. ein 
5 Stahlblech, wobei die Unterlage gegebenenfalls z.B. mit mindestens einer 
ZTnkschicht oder/und einer Zink-haJtigen Legierungsschicht oder/und mit 
mindestens einer Vorbehandlungschicht auf mindestens einer Seite der 
Unteriage vorbeschichtet sein kann, dadurch gekennzeichnet, 

daG ein Lack-artiges, Harz und anorganische Partikel enthaltendes 
. io Gemisch auf eine gegebenenfalls vorbeschichtete Unterlage aufgebracht, 

gegebenenfalls getrocknet und zumlndest teilweise vernetzt wird, 

wobei das Gemisch mindestens 10 Gew.-% elektrisch leitfShige Partikel mit 
einer elektrisehen Leitfahigkert besser als Partikel von reinem Zink und mit 
einer Mohs'schen Harte groGer als 4 bezogen auf die Feststoffgehalte des 
15 Gemisch es aufweist und 

wobei die Hikllkurve der PartikeigrfiGenverteilung fur diese elektrisch 
leitfahigen Partikel gemessen mit einem Masteisi2er 2000 mit MeGkopf Hydro 
2000S der Fa. Malvern Instruments bei logarithmischer Auflragung in 
Volumendarstellung mindestens zweigipfelig ist und in emzelne GauG'sche 
20 Verteilungskurven aufgegliedert wird, 

wobei ein erstes Minimum der einzelnen GauG'schen Verteilungskurven 
zwischen dem Haupt-Peak und dem nachst groGeren Peak dieser 
Verteilungskurven bestimmt in um urn den Faktor 0,9 bis 1,8 mal so groG ist 
wle die mittlere Trockenfilmdicke des getrockneten und ggf. auch geharteten 
25 Oberzugs bestimmt an rasterelektronenmikroskopischen Aufhahmen, 

wobei jedoch nicht mehr als 22 Vo|.-% der PartikelgroGenverteflung dieser 
elektrisch leitfahigen Partikel groGer sind als die mittlere Trockenfilmdicke, 
wobei dieser Gberzug eine Dicke von weniger als 1 0 um aufweist, 
wobei ein klelner Anteil an Uberkom an elektrisch leitfahigen Partikeln aus 
30 dem polymeren Oberzug wie Antennen heraussteht und 

wobei mindestens ein Teil der elektrisch leitfahigen Partikel eine Mohs'sche 
Harte von mindestens 5,5 aufweist 
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet daG die 
Partikelgrofienverteilung der Qbrigen anorganfschen Partikel, d.h. alter 
anorganischen Partikel ohne die elektrisch leitfahigen Partikel. gemessen mit 
einem Mastersizer 200Q mit MeSkopf Hydro 2000S der Fa. Malvern 
5 Instruments einen hoheren Volumenanteil der graGten Partikel beim 
Partikeivolumendurchgangswert d 9a oder faei der GauG'schen Verteflungskurve 
mit den groGten Parbkelvolumina aufweist aJs bei dem Partikeivolumen- 
durchgangswert ^ oder bei der entsprechenden GauG'schen Verteiiungs- 
kurve der elektrisch leitfahigen Partikel. 

( 10 4. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet 

daG das Gemisch keine elektrisch leitfahigen Partikel enthalt mit einem 
PartfcelgroGendurchmesser groGer als der ffinffache Wert der miftleren 
Trockenfilmdicke des getrockneten und ggf. auch geharteten Cfberzugs. 

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, 
daG das Gemisch 20 bis 80 Gew.-% elektrisch leitfahige Partikel mit einer 
elektrischen Leitfahigkeit besser als Partikel von Zink und mit einer 
Mohs'schen Harte groGer als 4 bezogen auf die FeststoflgehaJte des 
Gemisches aufweist 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daG das Gemisch zusatzlich gleittahige, sehr weiche oder weiche Partikel wie 
Z.B. Graphit, MolybdandisuHid, RuG oder/und Zink bzw. Kbrrosionsschutz- 
pigment(e) enthalt 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
daG die elektrisch leitfahigen Partikel ausgewahlt sind aus Partikeln auf Basis 

25 von Legierungen, Bond, Carbid, Oxid, Phosphid. Phosphat; Sflicat und Silicid 
vorzugsweise ausgewahlt aus Legierungen, Carbiden, Oxiden und 
Phosphiden. 

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daG das Gemisch zusatzlich rnindestens ein Harz sowie ggf. mindestens einen 
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Harter. mindestens einen Photoinitiator, mindestens ein Additiv, Wasser 
oder/und organisches Losemittel sowie gegebenenfells 0,5 bis 15 Gew.-% 
Kbrrosionsschutzpigment(e) enthalt 

9. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 8, dadureh gekennzeichnet, daB 
5 die gleitfahigen sehr weichen oder weichen Partikei wie z.B. Graphit vor der 

Zugabezum Gemisch bzw. im Gemisch oder/und in einem Teii des Gemisches 
jeweils nicht oder nur schwach gemahien werden. 

10. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 9, dadureh gekennzeichnet, daB 
die elektrisch leitfahigen Partikei gesondert vermahlen und ggf. mit ahnlichen 

10 Chargen elektrisch leitfahiger Partikel gemischt werden. 

11. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 10, dadureh gekennzeichnet, daG 
beim Mahlen der elektrisch leitfahigen Partikel voiwiegend das Qbsrkom 
zerkleinertwird, so daB eine engere PartfcelgroBenvertellung entsteht 

12. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 11, dadureh gekennzeichnet, daG 
is der mindestens eine Harter im OberschuB zur Menge der hiermit zu 

vernetzenden Bfndemittel des Gemisches zugesetzt wind. 

13. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 12, dadureh gekennzeichnet, daG 
das auf die Unteriage aufgetragene Gemisch getrocknet, eingebrannt, 
radikalisch bestrahtt oder/und erhitzt wird, urn einen gut vemetzten, 

o konrosionsbestandigen, zahelastischen Oberzug auszubflden. 

14. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 13. dadureh gekennzeichnet, daB 
ein Oberzug mit einer Dicke von weniger als 8 urn, vorzugsweise weniger als S 
pm und besonders bevorzugt von weniger als 4 um hergestellt wird, gemessen 
im trockenen Zustand an rasterelektronenmikroskopischen Aumahmen. 

; 15. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 14, dadureh gekennzeichnet, daB 
das Gemisch frei oder im wesentlichen frei ist von organischen Schmiermitteln 
wie z.B. auf Basis von PTFE, Silicon oder 6l, anorganischen oder/und 
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organischen Sauren oder/und Schwermetallen und anderen Kationen wie 
Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kobalt, Kupfer oder/und Nickel. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 15, dadureh gekennzeichnet, daB 
die Unteriage aus mindestens einem MetalJ oder/und mindestens einer 

s Legierung besteht und ggf. vorbeschichtet ist. insbesondere aus einem Band 
oder Blech bestehend aus Aluminium, aus einer Aluminium-, Eisen- oder 
Magnesiumlegierung oder aus Stahl wie z.B. Automobilstahlen. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 16, dadureh gekennzeichnet, daE 
das erimdungsgemaSe Gemisch unmitteibar auf eine Vorbehandiungs- 

10 beschichtung aufgebracht wird. 

18. PoIymerer, korrosionsbestandiger, verschleiGarm umformbarer, elektrisch 
leitfahiger und elektrisch schweiGbarer, anorganische Partikel enthaltender 
Oberzug auf einem dflnnen Band, auf einem metallischen Blech oder auf 
einem andersartigen metallischen KSrper als Substrat, dadureh 

is gekennzeichnet dafi das Gemisch zur Herstellung des Dberzugs mindestens 
10 Gew.-% elektrisch le'rtfahige Partikel mit einer elektrischen Leitfahigkeit 
besser als Partikel von reinem 2ink und mit einer Mohs'schen Harte grfiSer als 
4 bezogen auf die Feststoffgehalte des Gemisches enthaft, wobei mindestens 
ein Teil der elektrisch leitfahigen Partikel eine Mohs'sche Harte von 
20 mindestens 5,5 aufweist, dafi der Oberzug eine mittlere Trockenfilmdicke von 
weniger als 10 urn aufweist und daG das derart beschichtete Substrat beim 
starken Urnformen bzw. starken Abpressen im Werkzeug einer groGen Presse 
nur zu einem Abrieb von weniger als 2 g je m 2 , insbesondere von weniger als 1 
gjem 2 , fuhrt 



25 



19.Polymerer, korrosionsbestandiger, verschleiGarm umformbarer, elektrisch 
leitfahiger und elektrisch schweiGbarer. anorganische Partikel enthaltender 
Oberzug von mindestens 4 urn und weniger als 10 urn miftlerer Trockenfilm- 
dicke auf einem dQnnen metallischen Band, auf einem metallischen Blech oder 
auf einem andersartigen metallischen KSrper als Substrat, dadureh 
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gekennzeichnet, daG das Gemisch zur Herstellung des Oberzugs mindestens 
10 Gew.-% elektrisch leitfahige Partikel mit einer elektrischen Leitfahigkeit 
faesser als Partikel von reinem Zink und mft einer Mohs'schen Harte groGer als 
4 bezogen auf die Feststoffgehalte des Gemisches errthalt, wobei mindestens 
s ein Teil der elektrisch leitfahigen Partikel eine Mohs'sche Harte von 
mindestens 5.5 aufweist, und daG beim WiderstandspunktschweiBen durch 
zwei derart beschichtete Substrate mindestens 1000 SchweiGpunkte, 
insbesondere mindestens 1100 SchweiGpunkte, unter schwierigsten 
SchweiGbedingungen wie in der Automobifindustrie heute Oblich ohne 
io Austausch bzw. Nacharbeit der SchweiGelektroden und ohne storende 
( Scbmauchspuren gesetzt werden konnen. 

20.Polymerer. korrosionsbestandiger, verschleiGarm umformbarer, elektrisch 
leitfahiger und elektrisch schweiGbarer, anorganische Partikel enthaltender 
Oberzug von mindestens 4 um und weniger als 10 urn mffilerer Trockenfilm- 
W dicke auf einem Band oder einem Blech aus Stahl von 0,8 mm Dicke, 
beidseitig jeweils mit mindestens einer Schicht aus Zink oder aus einer Zink- 
haltigen Legierung sowie ggf. mit mindestens einer Vorbehandlungsbeschich- 
tung vbrbeschichtet, dadurch gekennzeichnet, daG beim Widerstandspunkt- 
schweiGen durch zwei derart beschichtete Substrate mindestens 1000 
20 SchweiGpunkte, Insbesondere mindestens 1100 SchweiGpunkte, unter 
schwierigsten SchweiGbedinguhgen wie in der Automobifindustrie heute Oblich 
ohne Austausch bzw. Nacharbeit der SchweiGelektroden und ohne storende 
Schmauchspuren gesetzt werden konnen, wobei der Oberzug mit einem 
Gemisch hergestellt wurde, das mindestens 10 Gew.-% elektrisch leitfahige 
25 Partikel mit einer elektrischen Leitfahigkeit besser als Partikel von reinem Zink 
und mit einer Mohs'schen Harte groGer als 4 bezogen auf die Feststoffgehalte 
des Gemisches enthalt, wobei mindestens ein Ten der elektrisch leitfahigen 
Partikel eine Mohs'sche Harte von mindestens 5,5 aufweist 

21.polymerer, korrosionsbestandiger, verschleiGarm umformbarer, elektrisch 
30 leitfahiger und elektrisch schweiGbarer, anorganische Partikel enthaltender 
Oberzug von mindestens 2 um und weniger als 10 um mittlerer 
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Trockenfilmdicke auf einem Band Oder einem Blech von 0,8 mm Dicke aus 
Stahl, faeidseitig jeweils m'rt mindestens einer Schicht aus Zink oder aus einer 
Znk-haltigen Legierung sowie ggf. mit mindestens einer 
Vorbehandlungsbeschichtung vorbeschichtet, dadurch gekennzeichnet, dafi 
5 beim WiderstandspunktschweiEen durch zwei derart beschichtete Substrate 
mindestens 1800 SchweiGpunkte, insbesondere mindestens 2000 
SchweiGpunkte, unter schwierigsten SchweiGbedingungen wie in der 
Automobilindustrie heute Oblich ohne Austausch bzw. Nacharbeit der 
SchweiGelektroden und ohne storende Schmauchspuren gesetzt werden 
10 konnen, wobei der Oberzug mit einem Gemisch hergesteilt wurde, das 
mindestens 10 Gew.-% elektrisch leitfahige Partikel mit einer elektrischen 
Leitfahigkeit besser afs Partikel von reinem Zink und mit einer Mohs'schen 
Harte grofier als 4 bezogen auf die Feststoffgehatte des Gemisches enthalt, 
wobei mindestens ein Teil der elektrisch leftfahigen Partikel eine Mohs'sche 
15 Harte von mindestens 5,5 aufweist 

22. Polymere und anorganische Partikel enthaltender, verschleiGarm umformbarer, 
elektrisch leitfahiger und elektrisch schweiGbarer Oberzug auf einer Unteriage 
hergesteilt mit einem Verfahren nach. einem der Anspruche 1 bis 17. 

23. Bake-hardening-empfindlicher Stahl mit mindestens einem Oberzug hergesteilt 
20 nach einem der AnsprQche 1 bis 17 unter thermischer Hartung bei 

Temperaturen nicht Qber 1S0 °C. 

24. Verwendung des Oberzugs hergesteilt nach einem der Anspruche 1 bis 17 als 
SchweiGprimer, als Schutzbeschichtung beim Umformen oderAind Fugen, als 
Korrosionsschutz insbesondere von Flachen bzw. mn Kanten-, Maht- oder/und 

25 SchweiGnahtbereich, als Schutz anstelle einer Hohlraumversiegelung oder/und 
einer Nahtabdichtung, insbesondere fur den Fahrzeugbau oder Flugzeugbau. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



mal application No. 

PCT/EP2003/004056 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 
the description: 

pages 1-34 

pages 

pages 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



1-24 



m9 filed with the letter of 



05 May 2004 (05.05.2004) 



□ 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 
, filed with the demand 



m9 filed with the letter of 



| | the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

_ , filed with the demand 



filed with the letter of 



With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

[ ll the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. 1(b)). 
1 1 the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

1 I the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

I I contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form. 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



4. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

J the description, pages 

the claims, Nos. 

I the drawings, sheets/fig 



5. 



| I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 



* Replacement sheets which have been famished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Ride 70 J 6 
and 70.17). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-17, 22-24 



18-21 



1-17, 22-24 



18-21 



1-24 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

Reference is made to the following documents: 
Dl: US-A-6 008 462 (SOLTWEDEL JEFFREY N) 



D2 



D3 



28 December 1999 (1999-12-28) 

US-A-4 889 773 (CAMPBELL DONALD H ET AL) 

26 December 1989 (1989-12-26) 

EP-A-0 545 605 (MORTON INT INC) 

9 June 1993 (1993-06-09) . 



The claimed methods and products, and the claimed use 
thereof, differ from Dl and D2 by virtue of a) the 
thickness of the coating layer, b) the non-explicitly 
disclosed hardness characteristics of the 

electroconductive particles, and c) the non-disclosed data 
concerning particle size distribution. In addition, the 
methods differ from those disclosed in Dl and D2 by virtue 
of the specified vol.% of particles that are greater than 
the mean film coating thickness. 

The claimed methods differ from D3 by virtue of a) the 
specified vol.% of particles that are greater than the 
mean film coating thickness, b) the non-explicitly 
disclosed hardness characteristics of the electroconductive 

/-.- 
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particles and c) the non-disclosed data concerning 
particle size distribution. 

A technical effect of the specified vol.% of particles 
that are greater than the mean film coating thickness is 
evident from the tables of the present application. The 
advantageous combination of properties of the coating was 
obtained only in the presence of the aforementioned 
distinguishing feature, that is to say when 3-22 vol.% of 
the electric particles were greater than the mean 
thickness of the dried coating. 

In consequence, novelty and inventive step can be 
acknowledged in respect of method claims 1-17 and the 
claims related thereto, claims 22-24. 

The polymer coatings of claims 18-21 are characterised by 
their welding properties . All the other product 
properties, for example film coating thickness and Mohs' 
hardness, are disclosed in D3 (for example the use of a 
similar electroconductive particle) . Since all the 
product properties are the same, it has been assumed that 
the welding properties are the same and, consequently, 
novelty is not acknowledged even though the claimed 
welding properties are not explicitly disclosed in D3 . 

For the sake of completeness, the following objections are 
made on the grounds of lack of clarity: 

The term "soft" in claim 6 is unclear in so far as it does 
not refer to compounds that are cited as examples. 



/... 
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It is not clear how a person skilled in the art is 
intended to distinguish ' between the "additional anti- 
corrosion pigments" and the other pigments that are 
encompassed by the wording of claim 6 . 

In claim 9, it is not clear what is meant by "lightly 
ground" . 

In claim 18, the claimed product is characterised by 
subsequent abrasion. Neither the abrasive force nor the 
time required for abrasion to be caused is specified. In 
consequence, said characterisation lacks clarity. 

In claims 18-21, the coating is characterised by the 
desired welding properties, for example "under the most 
extreme welding conditions, such as are common these 
days" . This characterisation, too, lacks clarity. 
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